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Frage Q214

Der Schutz gegen die Verwasserung einer Marke

AlIPPI

Bemerkt, dass:

1) Im Rahmen friherer Fragen hat die AIPPI Fragen eines erweiterten Schutzes fir bestimmte
Marken untersucht, wobei solche Marken durch unterschiedliche Begriffe charakterisiert
wurden (wie z.B. ,notorisch bekannte” Marken, die nach der Pariser Verbandstibereinkunft
auch ohne Eintragung geschutzt werden, Marken mit ,Reputation”, die nach dem
Gemeinschaftsmarkenrecht geschiitzt werden, oder ,berihmte Marken“ im Sinne des U.S.
Rechts); dies fuhrte zur Annahme folgender Entschliessungen:

a. Entschliessung des Kongresses in London 1960 (Q29) betreffend Marken, die
notorisch bekannt im Sinne vom Art. 6bis der Pariser Verbandstbereinkunft sind,
einschliesslich der Schwachung deren Unterscheidungs- und Anziehungskraft;

b. Entschliessung des Kongresses in Berlin 1963 (Q29), wonach Marken, welche eine
hohe Wertschatzung geniessen, gegen den Gebrauch oder die Eintragung durch
Dritte geschutzt werden sollen, selbst wenn dies im Bezug auf andere Waren oder
Dienstleistungen erfolgt oder sie in den L&ndern, in welchen Schutz beansprucht
wird, nicht gebraucht werden, sofern eine solche Eintragung oder ein solcher
Gebrauch geeignet ist, den Inhaber der Marke zu schadigen;

c. Entschliessung des Geschaftsfuhrenden Ausschusses in Barcelona 1990 (Q100),
wonach (i) der Schutz notorisch bekannter Marken bestimmten Minimumstandards
genigen soll, (i) Reputationsmarken gegen die Beeintrachtigung ihrer
Unterscheidungskraft oder ihrer Wertschétzung geschiitzt werden sollen und (iii)
Marken mit einer hohen Wertschatzung gegen Gebrauch oder Eintragung geschiitzt
werden sollen, ohne dass der Nachweis der Beeintrachtigung der
Unterscheidungskraft oder Wertschétzung erbracht werden muss;

d. Entschliessung des Geschaftsfihrenden Ausschusses in Lissabon 2002 (Q168)

unter anderem zu bestimmten Einwendungen gegen behauptete
Markenverletzungen durch Fanklubs und Parodien;
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e.

Entschliessung des Geschaftsfiihrenden Ausschusses in Berlin 2005 (Q188)
betreffend Konflikte zwischen Markenschutz und dem Recht auf freie
Meinungséausserung;und

Entschliessung des Geschaftsfilhrenden Ausschusses in Singapur 2007 (Q195),
wonach dem Markenrecht nur soweit Schranken auferlegt werden sollen, als der
Gebrauch einer fremden Marke nicht deren Verwéasserung bewirkt.

2) Die vorliegende Entschliessung definiert allgemeine Grundséatze fir den Schutz von
bestimmten Marken gegen Verwéasserung.

Beriicksichtigt, dass:

1) weitgehende Ubereinstimmung bezuglich des Grundsatzes herrscht, dass bestimmte
Marken gegen Verwasserung durch unberechtigten Gebrauch oder Eintragung durch Dritte
geschutzt werden sollen;

2) der Verwasserungsschutz sich vom herkdmmlichen markenrechtlichen
Spezialitatsgrundsatz, d.h., dass Marken nur in bezug auf die spezifischen (oder dhnlichen)
Waren oder Dienstleistungen geschutzt sind, flr die sie gebraucht und/oder eingetragen
werden, entfernt und es deshalb wichtig ist, die richtige Balance zwischen beschranktem
und unbeschranktem Markenschutz zu finden;

3) einheitliche Regelungen beziglich folgender Punkte wiinschenswert sind:

a.

Welche Marken einem Verwasserungsschutz zugénglich sein sollen sowie klare
Begriffsbestimmungen zwecks Vermeidung einer Verwechslung mit anderen
Begriffen, die fir Marken in anderen rechtlichen Zusammenhangen verwendet
werden;

ob beide Arten der Verwasserung anerkannt werden sollten, d.h. die Verwésserung
durch Schwéachung der Unterscheidungskraft und die Verwésserung durch
Rufbeeintrachtigung.

ob der Verwasserungsschutz voraussetzen soll, dass die Marke im breiten Publikum
bekannt oder beriihmt ist oder ob Kenntnis oder Beriihmtheit innerhalb eines
beschrankten Produktmarkts ("Nische") genlgt;

ob die Unterscheidungskraft der Marke eine Voraussetzung fur den
Verwasserungsschutz sein soll und, falls ja, ob urspringliche Unterscheidungskraft
und durch Gebrauch und Werbung erworbene Unterscheidungskraft dafur
gleichermassen geniigen;

ob die Bekanntheit oder Beriihmtheit und die Unterscheidungskraft bewiesen
werden muissen, und was der diesbeziglich massgebliche Zeitpunkt sein soll in
Bezug auf die andere Marke oder das andere Zeichen;

ob der Verwasserungsschutz von einer Eintragung oder einer anhangigen
Anmeldung im jeweiligen Land abhangen soll;
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g. ob der Verwasserungsschutz den Gebrauch der Marke im fraglichen Land voraus
setzen soll;

h. ob ein Register flir Marken, die dem Verwasserungsschutz zuganglich sind, gefihrt
werden soll;

i. ob fur Verwadsserungsschutz eine "gedanklichen Verbindung" oder eines "Links"
erforderlich sein soll;

j. ob eine Klage gegen Verwdasserung eine Verdnderung des wirtschaftlichen
Verhaltens der relevanten Verkehrskreise voraussetzen soll und, falls ja, ob dies nur
eine von mehreren zu berlcksichtigen Gesichtspunkten ist;

k. ob das Bestehen und der Umfang der Benutzung derselben oder einer ahnlichen
Marke oder Zeichens ein zu bertucksichtigender Faktor sein soll,; und

I.  welche Rechtsbehelfe gegen die Verwasserung von Marken zur Verfligung stehen
sollen?

Verabschiedet die folgende Entschliessung:

1) Bestimmte Marken sollten unabhangig von der Identitat, Ahnlichkeit oder Unahnlichkeit der
Waren oder Dienstleistungen Schutz gegen Verwasserung geniessen, unter den folgenden
Voraussetzungen

a. Diese Marken werden definiert als Marken, die in einem wesentlichen Teil der
relevanten Verkehrskreise bekannt oder beriihmt sind. Bei der Feststellung der
Bekanntheit oder Berihmtheit sind alle relevanten Faktoren zu bertcksichtigen sind,
wie zum Beispiel die Intensitat, geographische Ausdehnung und Dauer des
Gebrauches der Marke, die mit der Marke getatigten Umsatze, die Héhe der
Investitionen, welche das betreffende Unternehmen im Zusammenhang mit der
Bewerbung und/oder Promotion der Marke getétigt hat, und die Marktanteile der
Marke.

b. Die Bestimmung des massgeblichen Verkehrskreises, der fir die Beurteilung der
Bekanntheit oder Berihmtheit der Marke zu bertcksichtigen ist, hangt von den
betroffenen Waren und Dienstleistungen ab, d.h. der Personenkreis, der von den
von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, wobei es sich
dabei um einen beschrénkten Produktmarkt handeln kann ("Nische").

c. Unterscheidungskraft soll auch eine Voraussetzung sein, wobei diese nach den
normalen markenrechtlichen Grundsétzen zu bestimmen ist und neben der durch
umfangreichen Gebrauch und Bewerbung erworbenen Unterscheidungskraft auch
originare Unterscheidungskraft anerkannt wird.

2) Verwasserungsschutz soll sowohl gegen Schwachung der Unterscheidungskraft als auch
Rufbeeintrachtigung gewahrt werden.

a. Verwasserung der Unterscheidungskraft resultiert aus der Beeintrachtigung oder
Verminderung der Unterscheidungskraft der Marke
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b. Verwasserung durch Rufbeeintréchtigung resultiert aus der Schadigung der
Wertschatzung der Marke

Der Inhaber der Marke, der sich auf Verwéasserung beruft, muss beweisen, dass die Marke
seit vor dem erstmaligen Gebrauch oder der Anmeldung der anderen Marke oder des
anderen Zeichens in dem fraglichen Land bekannt oder beriihmt ist.

Der Verwasserungsschutz soll nicht voraussetzen, dass die Marke im fraglichen Land
gebraucht wird.

Der Verwasserungsschutz soll nicht die Eintragung oder anhangige Anmeldung der Marke
im fraglichen Land voraussetzen.

Es soll kein spezielles Register fir Marken, die dem Verwasserungsschutz zuganglich sind,
geschaffen werden, da ein solches mehr Probleme schafft als 16st.

Eine "gedankliche Verbindung" oder ein "Link" zwischen der Marke und der angegriffenen
jungeren Marke oder Zeichen soll eine notwendige Voraussetzung sein.

Eine Anderung des wirtschaftlichen Verhaltens der relevanten Verkehrskreise kann einer
der Faktoren sein, der zu bericksichtigen ist, soll aber nicht eine eigenstandige
Voraussetzung darstellen.

Das Vorhandensein und der Umfang der Benutzung derselben oder ahnlicher Marken oder
Zeichen zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens kann ein zu bericksichtigender Faktor
sein.

10) Verwasserung einer Marke

a. sollte einen Grund fur Widerspruch, Léschung, Nichtigerklarung oder Widerruf
darstellen, soweit solche Verfahren in der jeweiligen Rechtsordnung vorgesehen
sind;

b. sollte in Verfahren vor Gerichten oder anderen zustéandigen Instanzen zu
Rechtsbehelfen berechtigen, einschliesslich unter anderen Unterlassung und
Schadensersatz
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